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POSTANOWIENIE

Dnia 13 stycznia 2020 r.

Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydziat
Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzoréw Wspoélnotowych
w sktadzie:

Przewodniczacy: sedzia SO Beata Piwowarska
po rozpoznaniu ha posiedzeniu niejawnym w dniu 13 stycznia 2020 r. w Warszawie
sprawy z whiosku Hansa Zimmera
z udziatem Tomasza Sowy

0 udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

1. udzieli¢ Hansowi Zimmerowi zabezpieczenia roszczenia o zakazanie Tomaszowi Sowie uzywania w
obrocie, takze w Internecie, oznaczenia "Hans Zimmer Tribute Show", w dowolnej postaci
graficznej, do oznaczania koncertéw, wigczajgc oferowanie i sprzedaz biletdw zawierajgcych

oznaczenie "Hans Zimmer Tribute Show", a takze promocje i reklame tak oznaczonych koncertow,

poprzez:

a. zajecie na czas trwania procesu: biletow, plakatéw, bilbordéw, ulotek oraz innych materiatéw
promocyjnych zawierajgcych oznaczenie "Hans Zimmer Tribute Show" w dowolnej postaci
graficznej znajdujgcych sie na terenie lub w pomieszczeniach nastepujgcych obiektow: Arena Gliwice,
ul. Akademicka 50, 44-100 Gliwice; COS Torwar, ul. tazienkowska 6A, 00-449 Warszawa; Atlas
Arena w todzi, al. Bandurskiego 7, 94-020 6dz; Netto Arena, ul. Wtadystawa Szafera 3/5/7, 71-245
Szczecin; Ergo Arena, Plac Dwoch Miast 1, 80-344 Gdansk, w siedzibie obowigzanego oraz we
wszelkich innych miejscach ustalonych w toku czynnosci komorniczych,

b. zakazanie obowigzanemu - na czas trwania procesu - uzywania w obrocie oznaczenia "Hans
Zimmer Tribute Show" w dowolnej postaci graficznej do oznaczania koncertéw, w tym oferowania i
sprzedazy biletdw zawierajgcych oznaczenie "Hans Zimmer Tribute Show" oraz promaocji i reklamy
tak oznaczonych koncertow we wszelkich srodkach masowego przekazu, takze w formie marketingu

bezposredniego oraz z wykorzystaniem Internetu;
2. oddali¢ wniosek w pozostatej czesci;

3. wyznaczy¢ Hansowi Zimmerowi dwutygodniowy termin do wniesienia wobec Tomasza Sowy pozwu

obejmujgcego roszczenie okreslone w punkcie 1.



Uzasadnienie

9 stycznia 2020 r. Hans Zimmer wnidst o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o zakazanie
Tomaszowi Sowie prowadzgcemu dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg TOMASZ SOWA TRINITY
Media Entertainment Development w Warszawie uzywania w obrocie, takze w Internecie, oznaczenia
"Hans Zimmer Tribute Show", w dowolnej postaci graficznej, do oznaczania koncertéw, wigczajgc
oferowanie i sprzedaz biletébw zawierajacych oznaczenie "Hans Zimmer Tribute Show", a takze

promocje i reklame tak oznaczonych koncertéw,

poprzez:

a. zajecie na czas trwania procesu materiatdbw promocyjnych w postaci biletéw, plakatéw, bilbordow,
ulotek oraz innych materiatdw promocyjnych zawierajgcych oznaczenie "Hans Zimmer Tribute Show",
w dowolnej postaci graficznej, znajdujgcych sie na terenie lub w pomieszczeniach nastepujgcych
obiektow:

e Arena Gliwice, ul. Akademicka 50, 44-100 Gliwice,

e COS Torwar, tazienkowska 6A, 00-449 Warszawa,

e Atlas Arena w todzi, al. Bandurskiego 7, 94-020 t6dz,

¢ Netto Arena, Wiadystawa Szafera 3/5/7, 71-245 Szczecin,

e Ergo Arena, Plac Dwdch Miast 1, 80-344 Gdansk
w siedzibie obowigzanego oraz we wszelkich innych miejscach ustalonych w toku czynnosci

komorniczych,

b. ustanowienie na czas trwania procesu zakazu uzywania w obrocie oznaczenia "Hans Zimmer
Tribute Show", w dowolnej postaci graficznej, do oznaczania koncertéw, obejmujgcego zakaz
oferowania i sprzedazy biletow zawierajgcych oznaczenie "Hans Zimmer Tribute Show" oraz zakaz
promociji i reklamy tak oznaczonych koncertéw, we wszelkich srodkach masowego przekazu, takze w

formie marketingu bezposredniego oraz z wykorzystaniem Internetu.

Ponadto wnidst o zagrozenie obowigzanemu nakazaniem zaptaty na jego rzecz kwoty 20.000,00 zt za
kazdy dzien naruszenia obowigzkéw wynikajgcych z postanowienia zakazujgcego na czas trwania
postepowania uzywania w obrocie oznaczenia "Hans Zimmer Tribute Show" w zakresie wskazanym w

punkcie b.

Sad ustalit:

Hans Zimmer jest Swiatowej stawy kompozytorem muzyki filmowej, autorem $ciezek
dzwiekowych do ponad 120 filméw, zdobywcg Oskara, dwukrotnie Ztotego Globu i nagrody Grammy
za Sciezki dzwiekowe do takich przebojow kinowych jak "Krél Lew", "Karmazynowy przyptyw",
"Mroczny rycerz", czy "Gladiator". (fakt powszechnie dostepny w rozumieniu art. 208 § 2 k.p.c. — tak

tez wydruk ze strony internetowej k.31-37)



Imie i nazwisko kompozytora jest chronione jako stowny unijny znak towarowy HANS
ZIMMER zarejestrowany w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej pod nr 17911711,
z pierwszenstwem od dnia 1 czerwca 2018 r. dla towaréw z klas klasyfikacji nicejskiej: 9. (nos$niki
obrazu, dzwieku i danych wszelkiego rodzaju, zapisane magnetyczne, magnetyczno-optyczne i
optyczne nosniki dzwieku i/lub obrazu i/lub danych, w tym ptyty CD, CD-ROM, dyskietki komputerowe,
kasety wideo i kasety audio oraz ptyty wideo i audio) i 16. (papier, karton oraz wyroby wykonane z
tych materiatéow /ujete w klasie 16/; materiaty introligatorskie) oraz dla ustug w klasie 41. (realizacja
filmowa, wideo i telewizyjna; przedstawienia muzyczne; publikowanie i wydawanie form drukowanych;
prowadzenie imprez sportowych, koncertow, przedstawien teatralnych i rozrywkowych; publikacja i
wydawanie informacji tekstowych, graficznych, obrazowych i dzwiekowych, w tym takich, ktére sa
zapisane na nosnikach lub w plikach i/lub ktére mozna wywotywaé przez sieci danych). (dowdd:

Swiadectwo rejestracji i wydruk z bazy EUIPO k.39-48)

Znak towarowy HANS ZIMMER cechuje wysoka zdolno$¢ odrézniajgca wynikajgca z
powszechnej znajomosci imienia i nazwiska kompozytora oraz szczegolna wartos¢ marketingowa z
uwagi na jego dorobek artystyczny i ugruntowang pozycje w branzy muzycznej i filmowej, a takze
prowadzong przez niego wlasng dziatalnos¢ koncertowa. (dowdd: wydruki ze stron internetowych
k.50-111)

Znak HANS ZIMMER jest uzywany od 2014 r. do sygnowania przedsiewzie¢ artystycznych
uprawnionego, w szczegolnosci jego koncertow. W 2016 r. odbyto sie pierwsze europejskie tournée
Hansa Zimmera, ktérego trasa koncertowa pod nazwg "Hans Zimmer Live on Tour" objeta réwniez
polskie miasta: Gdansk, todz i Krakow. (dowdd: wydruki ze stron internetowych k.113-122) Obecnie
trwa trasa koncertowa muzycznego show pod nazwg "The World of Hans Zimmer", ktéra obejmuje
réowniez Polske. Hans Zimmer petni w niej role dyrektora muzycznego i kuratora. Na jej potrzeby swoje
kompozycje przearanzowat na suity symfoniczne. Odpowiada za doboér scen z filmoéw z jego $ciezkami
dzwiekowymi, ktére sg wykorzystywane podczas koncertu. Na scenie wystepujg przyjaciele i

wspotpracownicy Hansa Zimmera. (dowdd: wydruki ze stron internetowych k.125-132)

Koncerty z udziatem znanych kompozytorow muzyki filmowej, jak Ennio Morricone, James
Newton Howard, Zbigniew Preisner i Hans Zimmer, cieszg sie od paru lat niestabngcym
powodzeniem. Polska publiczno$é jest przyzwyczajona, ze pojawienie sie nazwiska kompozytora w
nazwie koncertu zapowiada jego udziat, a nie tylko wykonanie utworéw jego autorstwa. (dowdd:

wydruki ze stron internetowych k.134-158)

Tomasz Sowa prowadzi pod firmg TOMASZ SOWA TRINITY Media Entertainment
Development w Warszawie dziatalnos¢ gospodarczg polegajgcg m.in. na organizowaniu koncertow, w
tym koncertéw muzyki filmowej. (dowdd: informacja z CEIDG k.160) W sezonie 2019-2020 organizuje
trase koncertowg pod nazwg "KONCERT MUZYKI FILMOWEJ Hans Zimmer Tribute Show".
Koncerty odbywajg sie 17 listopada 2019 r. w Lublinie, 1 lutego 2020 r. w Gliwicach i 19 kwietnia 2020

r. w Warszawie:



* MQ\I”TT_ -~

NN

MUZYKI FILMOWEJ

A

Hans Zimmer Tribute Show

1LUTEGO 2020 Y .
ARENGLIWICE  *
GODZIN, n A B B

Oferta biletow na te koncerty jest dostepna na stronach internetowych Tomasza Sowy pod adresem

http://koncertfilmowy.pl/ oraz oséb trzecich sprzedajgcych bilety w imieniu organizatora. (dowdd:

wydruki ze stron internetowych k.161-178)

Réwnoczesnie trwa trasa koncertowa "The World of Hans Zimmer", w ramach ktérej w Polsce
zaplanowano dwa koncerty: w Gdansku 20 listopada 2019 r. i w Krakowie 13 lutego 2020 r. (dowdd:
wydruki ze stron internetowych k.124-132)

Oznaczenie "Hans Zimmer Tribute Show" sugeruje udziat kompozytora w przedsiewzieciu, co
moze wprowadzaé odbiorcow w btgd. W Internecie pojawiaty sie w latach 2018-2019 komentarze
0s0b zawiedzionych brakiem obecnosci Hansa Zimmera na poprzednich koncertach organizowanych
przez Tomasza Sowe. (dowdd: wydruki ze stron internetowych k.180-205, wyniki badan opinii
publicznej k.207-218)

Hans Zimmer nie udzielit Tomaszowi Sowie zgody na wykorzystanie jego znaku towarowego
(imienia i nazwiska) do oznaczania jego koncertow, nie ma zadnego zwigzku z przedsiewzigciami
organizowanymi przez obowigzanego, nie bierze w nich udziatu ani nie ma wptywu na ich artystyczng

oprawe, dobdr utwordéw, czy tez ich aranzacje. (oSwiadczenie uprawnionego)

Sad zwazyt:

Podstawowg funkcjg znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub koncowemu
odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych, odréznienia go (bez
ewentualnosci wprowadzenia w btgd) od towardéw lub ustug innego pochodzenia. (tak wyroki Euro-
pejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 23.05.1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, z
18.06.2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, z 8.05.2008 r. w sprawie C-304/06 Eurohypo, wyrok Sgdu
Unii Europejskiej z 8.02.2011 r. w sprawie T-157/08 Insulate for life)

Prawo wylgczne zostato przyznane, aby umozliwi¢ wiascicielowi znaku towarowego ochrone
jego szczegdlnych intereséw, zadbanie o to, aby znak ten modgt spetnia¢ wilasciwe mu funkcje
wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub ustugi oraz gwarantowania ich jakosci, a takze
funkcje komunikacyjng, reklamowsg i inwestycyjng. Wykonywanie prawa wytgcznego jest zastrzezone

dla przypadkéw, w ktérych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego oznaczenia wplywa lub moze


http://koncertfilmowy.pl/

negatywnie wptywac na petnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunatu z 22.09.2011 r. w sprawie
C-482/09 Budejovicky Budvar, a takze wyroki z 18.06.2009 r. w sprawie C-487/07 L’Oréal iin., z
23.03.2010 r. w sprawach potgczonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google)

Przepis art. 9 ust. 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w
sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi natomiast,
ze bez uszczerbku dla praw wiasciciela nabytych przed datg zgtoszenia lub datg pierwszenstwa
unijnego znaku towarowego wiasciciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim,
ktére nie majg jego zgody, uzywania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towardéw lub ustug,
oznaczenia, m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to:

a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest uzywane w odniesieniu do towaréw lub ustug,
ktére sg identyczne z tymi, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany;

b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest uzywane w
odniesieniu do towardéw lub ustug, ktoére sg identyczne lub podobne do towaréw lub ustug, dla ktérych
znak ten zostat zarejestrowany, jezeli istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcéw w btad,
ktére obejmuje prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

c. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezaleznie od tego, czy jest
ono uzywane w odniesieniu do towardow lub ustug, ktore sg identyczne, podobne lub niepodobne do
tych, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany w przypadku, gdy cieszy sie on renomg w Unii i
uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezng korzy$¢ lub jest

szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego oraz przeciwstawianego mu
oznaczenia pozwanego powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjne;j.
Znaki nalezy porownywac catosciowo, a decydujgce znaczenie mie¢ bedg elementy odrézniajace, a nie
opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez
dokonywania zmian lub uzupetnien — wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako catosé,
wykazuje nieznaczne roznice, ktére nie zostang dostrzezone przez przecietnego konsumenta. (tak
wyrok Trybunatu z 20.03.2003 r. C-291/00 LTJ Diffusion) Dwa znaki towarowe sg do siebie podobne,
jezeli z punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcéw, sg przynajmniej czesciowo identyczne w jednym
lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sadu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen) Dla
stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki sg identyczne, czy tez mozna mowi¢ zaledwie o
podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakow
i ich catosciowego oddziatywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i
rozsadnego przecietnego konsumenta. (tak wyroki Trybunatu z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ
Diffusion, z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 P Bimbo SA)

Dokonujgc oceny podobienstwa towardw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki cha-
rakteryzujgce zachodzgce miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegdlnie ich rodzaj i przeznaczenie,
sposOb uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a takze ich wzajemny,
konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sadu z 23.10.2002 r. w sprawie T-388/00
ELS, z 4.11.2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo) CatoSciowa ocena zaktada pewng wspoétzaleznosc

miedzy branymi pod uwage czynnikami, w szczegolnosci podobienstwem znakéw oraz podobienstwem



towarow/ustug, ktérych one dotycza, przy czym niski stopien podobienstwa towardéw i ustug moze byé
zréwnowazony znaczgcym stopniem podobienstwa znakow i odwrotnie. (zasada wzajemnej zalezno$ci -
tak wyroki Trybunatu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen, z 13.09.2007 r. w sprawie C-234/06 I
Ponte Finanziaria, z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 Mobhilix)

W mysl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobiehAstwo wprowadzenia w btad istnieje, gdy
znaczna czes¢ wlasciwego kregu odbiorcow mogtaby zosta¢ sktoniona do omytkowego zakupu towaru
pozwanego, myslac, ze jest to towar uprawnionego (uznajgc, ze dane towary lub ustugi pochodzg z tego
samego przedsiebiorstwa), ewentualnie mogtaby uzna¢, ze dane towary lub ustugi pochodzg z przedsie-
biorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. (tak wyroki Trybunatu z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97
Canon, z 4.05.1999 r. w sprawach potgczonych C-108/97, C-109/97 Windsurfing Chiemsee Produk-
tions, z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer) Prawdopodobienstwo wprowadze-
nia w btgd powinno by¢ oceniane w sposéb catosciowy, wedtug sposobu postrzegania okreslonego
konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci konkretnego przypadku, szczegélnie
wzajemnej zaleznosci miedzy podobienstwem oznaczen i towaréw lub ustug, ktorych one dotyczg. (tak
wyroki Trybunatu z 11.11.1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel, z 23.03.2006 r. w sprawie C-206/04
Miilhens, z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix, z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 P Bimbo oraz
wyroki Sgdu z 9.07.2003 r. w sprawie T-162/01 Giorgio Beverly Hills i z 20.01.2010 r. w sprawie T-
460/07 Life Blog)

Wiasciwy krag odbiorcow skfada sie z przecietnych konsumentdw, nalezycie poinformowanych,
dostatecznie uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie réznie ksztatto-
wacé w zaleznosci od kategorii towaréw lub ustug. (tak wyroki Trybunatu z 22.06.1999 r. w sprawie C-
342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel i z 12.01.2006 r. C-361/04
Ruiz Picasso) Przecietny konsument rzadko ma mozliwos¢ przeprowadzenia bezposredniego poréwna-
nia roznych znakéw towarowych, musi zazwyczaj zda¢ sie na zachowany w pamieci niedoskonaty ich
obraz. Ryzyko konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrézniajgcy znaku towarowego,
ktéry wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci na rynku). (tak wyroki
Trybunatu z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 11.11.1997 r. w sprawie C-
251/95 SABEL iz 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 Canon)

Istnieje pewna wspodtzalezno$¢ pomiedzy znajomoscig znaku wsrdd odbiorcow, a jego charakte-
rem odrdzniajgcym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odréznia-
jacy. Przy ocenie, czy znak cieszy sie wysoce odrdzniajgcym charakterem wynikajgcym z jego znajo-
mosci wsréd odbiorcow, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okoliczno$ci danego przypadku, w szcze-
golnosci udziat znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugos¢ okresu jego uzywania, wielkosé
inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promociji, udziat procentowy zainteresowa-
nych grup odbiorcéw, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzgcych z okreslo-
nego przedsiebiorstwa, jak rowniez odwiadczenia izb handlowych i przemystowych lub stowarzyszen za-
wodowych. (tak wyrok Sgdu z 12.07.2006 r. w sprawie T-277/04 Vitakraft-Werke) Ciezar udowodnienia

sity znaku towarowego i jego odrézniajgcego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegajg wytgcznie przepisom rozporzgdzenia. W ust. 3

art. 9 stanowi, ze na podstawie ust. 2 mogg by¢ zakazane w szczegdélnosci:




a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b) oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim
oznaczeniem lub oferowanie, lub $wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

c) przywoéz lub wywdz towardéw pod takim oznaczeniem;

d) uzywanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiebiorstwa, lub jako czesci tych nazw;
€) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;

f) uzywanie oznaczenia w reklamie poréwnawczej w sposéb sprzeczny z dyrektywg Parlamentu
Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia unijnego
znaku towarowego, wydaje, o ile nie istniejg szczegdlne powody, decyzje zakazujgcg okreslonych
dziatan. Stosuje réwniez srodki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, ktérych celem jest zapewnie-
nie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, ze jeSli w prawie krajowym istniejg inne
jeszcze sposoby (srodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, sad
powinien je, na wniosek powoda, zastosowa¢ do ochrony znaku unijnego. Odnosi sie to wprost do

przepisow art. 296 ust. 1 i art. 286 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowe;j:

Zgodnie z art. 131, do sgdéw panstwa cztonkowskiego moze by¢ ztozony wniosek o zastosowanie
srodkéw tymczasowych (w tym zabezpieczajacych) w odniesieniu do unijnego znaku towarowego,

ktére stosuje sie, na mocy prawa tego panstwa, do znaku krajowego. (ust.1)

Zabezpieczenia roszczen wynikajgcych z naruszenia praw wiasnosci przemystowej i zasad
uczciwej konkurencji udziela sie na zasadach ogdlnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie
zabezpieczenia w kazdej sprawie cywilnej podlegajacej rozpoznaniu przez sad lub sgd polubowny,
przed wszczeciem postepowania, jak i w jego toku (§ 2). Zgodnie z art. 730* k.p.c., wniosek powinien
zawiera¢ uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, ktéry
istnieje wtedy, gdy jego brak uniemozliwi albo powaznie utrudni wykonanie zapadtego w sprawie
orzeczenia lub w inny sposob uniemozliwi albo powaznie utrudni osiggniecie celu postepowania. Przy
wyborze sposobu zabezpieczenia sgd uwzglednia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu

zapewni¢ nalezytg ochrone prawng, a obowigzanego nie obcigzaé ponad potrzebe.

Zabezpieczenie roszczen pienieznych moze nastgpi¢ m.in. przez zajecie ruchomosci - art. 747
pkt 1 k.p.c. Jezeli jego przedmiotem nie jest roszczenie pieniezne, sad udziela zabezpieczenia w taki
sposoéb, jaki stosownie do okolicznosci uzna za odpowiedni, nie wytgczajgc sposobdw przewidzianych
do zabezpieczenia roszczen pienieznych, w szczegolnosci sad moze unormowaé prawa i obowigzki

stron na czas trwania postepowania - art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.

Rozstrzygniecie o naruszeniu prawa wytgcznego Hansa Zimmera wymagato ustalenia:

1. czy Tomasz Sowa uzywa oznaczenia HANS ZIMMER w funkcji znaku towarowego,

2. czy nazwa trasy koncertowej "KONCERT MUZYKI FILMOWEJ Hans Zimmer Tribute Show"
moze wprowadza¢ w btad co do tego, ze jej organizator jest gospodarczo powigzany z uprawnionym
do znaku towarowego HANS ZIMMER

3. czy obowigzany uzywa tego znaku w granicach dopuszczalnego informowania, o ktérym mowa w

art. 14 rozporzadzenia.



Wytgcznos¢ Hansa Zimmera uzywania na terytorium Unii Europejskiej znaku towarowego
HANS ZIMMER dla ustug w klasie 41. klasyfikacji nicejskiej, m.in. przedstawien muzycznych,
prowadzenia koncertéw i przedstawien rozrywkowych wynika w sposéb niewatpliwy ze Swiadectwa
rejestracji i wydruku z bazy EUIPO. Dla identycznych lub bardzo podobnych ustug (organizacja
koncertow) przeznaczonych dla tego samego kregu odbiorcow i zaspakajajgcych te same ich potrzeby
Tomasz Sowa uzywa oznaczenia stownego "KONCERT MUZYKI FILMOWEJ Hans Zimmer Tribute
Show" ztozonego z elementéw opisowych ,koncert muzyki filmowej” i ,show” (to angielskie stowo
weszto do jezyka polskiego na oznaczenie przedstawien artystyczno-rozrywkowych, widowisk,
wystepoéw artystycznych i pokazéw). Stowo ,tribute” takze pochodzace z jezyka angielskiego oznacza
hotd, uznanie. W nazwach przedstawien artystycznych jest uzywane zazwyczaj w odniesieniu do oséb
zmartych lub nieistniejacych juz zespotdéw muzycznych. Poprawnie, dla wskazania, ze artysci i
organizatorzy oddajg hotd osobie, zespotowi muzycznemu lub ich twdrczosci nalezatoby uzyc
sformutowania ,tribute to”. Tribute w potgczeniu z nazwiskiem stanowi nie informacje o osobie twércy
lub wykonawcy kompozycji ujetych w programie imprezy, lecz swego rodzaju hastowe uproszczenie, a
zatem tytut przedstawienia i oznaczenie jego pochodzenia w rozumieniu prawa znakéw towarowych.

Nie ulega watpliwosci Sadu, ze znak towarowy HANS ZIMMER ma wysoce odrézniajgcy
charakter, a jego uzycie w potgczeniu z elementami opisowymi ,koncert muzyki filmowej” i ,show” oraz
okresleniem ,tribute”, ktére nie eliminuje ryzyka konfuzji, moze wprowadza¢ w btgd co do tego, ze w
koncertach wezmie udziat uprawniony do znaku towarowego kompozytor lub, ze tak oznaczone

przedstawienie muzyczne jest organizowane we wspotpracy z uprawnionym do znaku towarowego.

Jakkolwiek znajomos¢ jezyka angielskiego w polskim spoteczenstwie jest stosunkowo duza,
szczegolnie w srodowiskach zainteresowanych odbiorem muzyki filmowej, to ich uwage przycigga
nazwisko kompozytora, a rownoczesnie znak towarowy HANS ZIMMER, a nie inne elementy tytutu
koncertu. Zatem to znak towarowy uprawnionego umieszczony w tytule przedstawien artystycznych
organizowanych przez obowigzanego nalezy uznaé za element odrézniajgcy zapamietywany przez
potencjalnych odbiorcéw, ktérzy moga byé wprowadzeni w btgd co do tego, ze Hans Zimmer wezmie
udziat w koncercie lub bedzie sprawowat nad nim piecze artystyczng. W braku zgody uprawnionego
nalezy uzna¢ za nalezycie uprawdopodobnione, ze Tomasz Sowa narusza prawo do znaku

towarowego HANS ZIMMER w sposéb zdefiniowany w art. 9 ust. 2b rozporzadzenia.

Korzystanie przez obowigzanego w dziatalnosci gospodarczej, w zwigzku z organizacjg
koncertow z oznaczenia "KONCERT MUZYKI FILMOWEJ Hans Zimmer Tribute Show" nalezy
uznac¢ za wskazanie oznaczenia pochodzenia. Tytut koncertow, w ktdrych niewatpliwie nie uczestniczy
kompozytor wykonywanej muzyki nie jest prostg, czytelng informacjg, ale sposobem zachecenia
odbiorcow do nabycia biletdéw i uczestnictwa w imprezie. W przekonaniu Sgdu obowigzany nie moze
skutecznie powotywaé sie na uprawnienie do uzywania znaku towarowego Hansa Zimmera ze
wzgledu na koniecznos$é poinformowania odbiorcéw organizowanych przezeh koncertéw o tym, czyja

muzyka jest wykonywana.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporzadzenia, wtasciciel unijnego znaku towarowego nie jest

uprawniony do zakazania osobie trzeciej uzywania w obrocie handlowym:

a) nazwiska lub adresu osoby trzeciej, w przypadku gdy osoba trzecia jest osobg fizyczng;



b) oznaczen lub okreslen, kitdére nie majg odrdézniajgcego charakteru lub ktére dotyczg rodzaju,
jakosci, iloci, zamierzonego przeznaczenia, warto$ci, pochodzenia geograficznego, daty produkcji
towaréw lub swiadczenia ustug, lub innych wtasciwosci towaréw lub ustug;

¢) unijnego znaku towarowego do celéw wskazania lub odniesienia sie do towaréw lub ustug jako

towardéw lub ustug wtasciciela danego znaku towarowego, w szczegolnosci w przypadku, gdy uzycie

tego znaku towarowego jest niezbedne do wskazania przeznaczenia towarow lub ustug, w

szczegolnosci jako akcesoridw lub czesci zamiennych.
Ustep 1. stosuje sie wytacznie w przypadku, gdy uzywanie znaku towarowego przez osobe trzecig

przebiega zgodnie z uczciwymi praktykami w przemysle lub handlu.

Dokonujgc wyktadni przepisu art. 14c nalezy odwota¢ sie do poglagdéow Europejskiego
Trybunatu Sprawiedliwo$ci wyrazonych w wyroku wydanym 23.02.1999 r. w sprawie C-63/97
Bayerische Motoren Werke AG i BMW Nederland BV vs Roland Karel Deenik. Trybunat stwierdzit w
nim, ze dopuszczalne jest uzywanie znakéw w celu reklamowym wytgcznie wéwczas, gdy jest to
niezbedne dla zapewnienia ochrony interesu uzywajacego znak, polegajacego na mozliwosci
swobodnej sprzedazy towardw i sSwiadczenia ustug. Podobny poglad Trybunat zaprezentowat w
wydanym 17.03.2005 r. wyroku w sprawie C-228/03 The Gillette Company i Gillette Group Finland Oy
vs LA-Laboratories Ltd Oy. Odpowiadajgc na pytanie prejudycjalne wskazat na istote i funkcje prawa
wytgcznego na znak towarowy: (...) ograniczajgc skutki praw przystugujacych wtascicielowi na mocy
art. 5 dyrektywy 89/104, art. 6 tej dyrektywy ma na celu pogodzenie podstawowych intereséw ochrony
praw do znaku z interesem swobodnego przepfywu towaréw i swobody S$wiadczenia ustug na
wspolnym rynku w sposob umoZzliwiajgcy petnienie przez znaki towarowe ich roli zasadniczego
elementu systemu niezaktéconej konkurencji, ktérego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z
celow traktatu. (...) Uzycie znaku towarowego przez osobe trzecig, ktéra nie jest jego wiascicielem,

jest niezbedne do wskazania przeznaczenia towaru sprzedawanego przez te osobe, jezeli stanowi to

w__praktyce jedyny sposob podania odbiorcom zrozumiatej i kompletnej informacji o jego

przeznaczeniu w celu zachowania systemu niezaktoconej konkurencji na rynku teqo towaru.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, wymdg uczciwych praktyk stanowi w istocie wyraz
obowigzku poszanowania stusznych interesow wiasciciela znaku towarowego (por. cyt. wyrok w
sprawie BMW i wyrok z 7.01.2004 r. w sprawie C-100/02 Gerolsteiner Brunnen). Uzycie znaku jest
niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemysle przede wszystkim wtedy, gdy:

- moze sprawia¢ wrazenie istnienia powigzah gospodarczych miedzy osobg trzecig a wiascicielem
znaku towarowego,

- narusza warto$¢ znaku poprzez osigganie nieuzasadnionych korzysci wynikajgcych z jego
charakteru odrézniajgcego lub renomy,

- prowadzi do dyskredytacji / oczerniania znaku. (opinia rzecznika generalnego z 9/12/2004 r.)

Uprawnienie uzywania znakéw towarowych osoby trzeciej, bez jej zgody, o ktérym mowa w
art. 14c rozporzgdzenia nie rozcigga sie zatem na takie formy, ktérych nie mozna uzna¢ za niezbedne
uzywanie, w szczegolnosci wowczas, gdy wigze sie z nimi nieuprawnione korzystanie z renomy znaku

towarowego.



Jesli unijny ustawodawca w art. 4 dopuscit rejestracje nazwisk, jako znakéw towarowych to w
przypadku udzielenia prawa, ich wykorzystywanie w dziatalno$ci gospodarczej przez osoby trzecie
powinno by¢ dopuszczalne wytgcznie w granicach koniecznego informowania o charakterze
Swiadczonych ustug. W zadnym razie obowigzany nie moze tytutem koncertu sprawia¢ wrazenia, ze
kompozytor muzyki filmowej Hans Zimmer wezmie w nim udziat jako wykonawca, decydowat o

programie, aranzacji utworow, doborze wykonawcéw lub o stronie wizualnej koncertu.

Na tym etapie postepowania nalezy zatem uzna¢ za dostatecznie uprawdopodobniony fakt
naruszenia przez Tomasza Sowe prawa Hansa Zimmera do znaku towarowego HANS ZIMMER w
sposéb zdefiniowany w art. 9 ust. 2b rozporzadzenia. Przekonujg o tym zaréwno sgdowa analiza
przeciwstawianych sobie znaku towarowego i oznaczenia na ptaszczyznie koncepcyjnej, jak i
odpowiadajagce jej wyniki badan opinii konsumenckiej. Za stuszne nalezy wiec uznaé przyszie

roszczenia dochodzone przez Hansa Zimmera na podstawie art. 9 ust. 3 rozporzgdzenia.

Uprawniony nalezycie uprawdopodobnit swoj interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia.
Aby nie wystgpity niekorzystne dla niego skutki konieczne jest niezwioczne zapewnienie ochrony jego
prawa wytgcznego. Brak zabezpieczenia i dtugotrwate oczekiwanie na prawomocne rozstrzygniecie
sagdu o zakazaniu obowigzanemu naruszeh pozbawi uprawnionego ochrony prawnej i uniemozliwi
osiggniecie celu postepowania gtdwnego. Uzywanie przez obowigzanego w jego toku
kwestionowanego oznaczenia bedzie utrwala¢ skutki naruszenia poprzez zacieranie, w odbiorze
konsumentow, réznic pomiedzy ustugami stron. Usuniecie skutkéw takich naruszen w przysztosci

moze okazac sie bardzo utrudnione, jesli w ogdle mozliwe.

Zadane sposoby zabezpieczenia odpowiadajg tresci przysztych roszczen. Zapewnig one
Hansowi Zimmerowi nalezytg ochrone prawng, a obowigzanego nie obcigzg ponad potrzebe, moze on
bowiem oznacza¢ organizowane przez siebie imprezy (przedstawienia muzyczne) nie naruszajgc
praw osob trzecich. (art. 730" w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Stosownie do art. 733 k.p.c., Sad wyznaczyt uprawnionemu dwutygodniowy termin, w ktérym

pismo wszczynajgce postepowanie powinno by¢ wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.

Uznajgc, iz zajecie materiatdw informacyjnych i reklamowych nalezycie zabezpiecza
wykonalno$¢ tymczasowych zakazéw, Sagd postanowit o oddaleniu wniosku o zagrozenie
obowigzanemu nakazaniem zaptaty na rzecz uprawnionego sumy przymusowej w kwocie 20.000 zt za
kazdy dzien naruszenia, szczegdlnie Zze jej wysoko$¢ nie ma zadnego odniesienia do okolicznoci

faktycznych sporu. (a contrario art. 756§ 1 k.p.c. w zw. z art. 1050%i art. 1051" k.p.c.).

Whniosek oddalony zostat takze w tym zakresie, w jakim Sad dokonat mieszczgcych sie w
granicach wyznaczonych w art. 321 k.p.c. zmian sformutowan sposobdéw zabezpieczenia w

poréwnaniu ze zgtoszonymi zgdaniami.

Zarzadzenie:

1. odpis postanowienia z uzasadnieniem doreczy¢ petnomocnikowi wnioskodawcy oraz petnomocnikowi obowigzanego
z odpisem wniosku.

2. k. zwplywem za miesiac.

3.02.2020 r.



